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SENTENCIA
fantaz.cl

Rol N° 020-11

Santiago, veinte de junio de dos mil once.
VISTOS:

Que con fecha, trece de octubre de dos mil diez, los sefiores Fantaz Holdings, Llc, siendo su
contacto administrativo Brett Kelly, ambos domiciliados en Avenida Providencia nimero
doscientos uno, oficina veintidos, Providencia, Santiago, solicitaron ante NIC Chile la
inscripcion del nombre de dominio “fantaz.cl”; que con fecha veinte de octubre de dos mil
diez los sefiores The Coca-Cola Company, domiciliados en One Coca-Cola Plaza, Atlanta,
Georgia, treinta mil trescientos trece, Estados Unidos, representada por Claro y Compaiiia,
cuyo contacto administrativo es dofia Paulina Bardén, domiciliada en Avenida Apoquindo tres
mil setecientos veintiuno, piso trece, Las Condes, Santiago, solicitaron a su vez, ante NIC
Chile la inscripcion del nombre de dominio “fantaz.cl”, dando lugar a este proceso de acuerdo
a lo establecido en el “Procedimiento de Mediacion y Arbitraje”, contenido en el anexo 1, de
la “Reglamentacion para el Funcionamiento del Registro de Nombres-del Dominio CL”.

Que mediante oficio de NIC Chile nimero trece mil setecientos treinta y siete, de primero de
marzo de dos mil once, se designé a la suscrita como érbitro para la resolucion del conflicto
sobre asignacion del referido nombre de dominio.

Que una vez aceptado el cargo de arbitro y jurado desempefiarlo en conformidad a la ley, se
citd a las partes a una audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento. Segin
consta en autos, la resolucién antes indicada fue notificada a NIC Chile via e-mail y a las
partes por carta certificada al domicilio sefialado al presentar su respectiva solicitud, el cual se
entiende valido para todos los efectos legales, segiin lo establece el articulo 11 de la
Reglamentacion pertinente. .

Que a la audiencia de conciliacion y/o de fijacion del procedimiento sefialada, concurrieron
so6lo los segundos solicitantes, por lo que no se produjo conciliacion.

En mérito de lo anterior y lo dispuesto en el N° 8, inciso cuarto del Anexo 1, sobre
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje de la Reglamentacién para el Funcionamiento del
Registro de Nombres de Dominio CL, se procedi6 a fijar el procedimiento arbitral a seguir y el
monto de los honorarios arbitrales.

Que en dicho procedimiento se establecid un plazo para que las partes presentaran sus
argumentaciones y pretensiones, para traslados y un periodo de prueba.

Que en el periodo establecido para la presentacion de argumentaciones y pretensiones solo los
sefiores The Coca-Cola Company hicieron uso de dicho plazo.

Que habiéndose conferido traslado a los sefiores Fantaz Holdings, Llc, éstos no hicieron uso
de el y no comparecieron en oportunidad alguna en el proceso.

Se recibi6 la causa a prueba y se fij0 como hecho sustancial, pertinente y controvertido:
Existencia y hechos que constituyen el derecho alegado y se notifico a las partes de la
resolucion que recibi6 la causa a prueba, segun consta en autos.

Que en el periodo establecido para la prueba, solo los sefiores The Coca-Cola Company
hicieron uso de dicho plazo, acompafiando la prueba en que fundaban dichas pretensiones;

Se cit6 a las partes a oir sentencia, con fecha veintiséis de mayo de dos mil once.

Que existe constancia en autos que los sefiores The Coca-Cola Company, pagaron la totalidad
de los honorarios arbitrales.
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Que en cuanto a las argumentaciones y pretensiones de las partes, los sefiores The Coca-Cola
Company, argumentan ser mundialmente conocidos por el desarrollo de bebidas de fantasia,
especialmente las bebidas Coca-Cola y Fanta, siendo su fama y notoriedad evidente para todo
consumidor. Sefialan que la fuerte acogida del publico a los productos que comercializa ha
dado origen a pirateria y fraude en perjuicio de sus derechos de propiedad intelectual, lo que
ha obligado a la empresa a intervenir en innumerables instancias judiciales para defender sus
derechos, provocédndole un menoscabo econdmico importante. Sefialan que la expresion
“fantaz.cl” evidentemente evoca la marca “Fanta” de su propiedad, expresion de fantasia que
no tiene significado en idioma espafiol, lo que es especialmente grave considerando que se
desconoce cual ser4 el contenido de una eventual pagina Web, pues ésta se encuentra inactiva;
Expresan que ,por lo anterior, la misma podria ser utilizada para denostar el producto de la
Compafiia ya sea directamente o transfiriendo el nombre de dominio a la competencia o a
algun especulador. Destacan ser titulares de innumerables registros para la marca “Fanta” en el
mundo entero. Y que se estd ante una marca cuya existencia no puede desconocerse. Sefialan
haber impugnado la solicitud de nombre de dominio para la expresion “fantaz” presentada por
los sefiores Fantaz Holdings, Llc., frente a la evidente identificacién con los productos de la
Compafiia y la confusién que podria crear en los cibernautas, pues tras analizar las similitudes
entre el nombre de dominio solicitado y su marca famosa “Fanta” se concluye: Que la palabra
“Fanta” es un término inventado por The Coca-Cola Company. Que la palabra “Fantaz”
tampoco tiene significado en idioma espafiol sino que trataria de emular la palabra “fantéstico”
aunque de ser asi no se explica por qué no se incluye la silaba “tic” Que al segmentar la
palabra “fantaz” se encuentran con “fanta + z”, expresion evidentemente evocativa de la marca
“fanta + la letra z”. Que si el primer solicitante no hubiera tenido la intencién de “colgarse” y
aprovecharse de la marca famosa “fanta”, hubiera solicitado simplemente el nombre de
dominio “fantastico.cl”, lo que no ocurrid. Y que escapa a su imaginacién un escenario
distinto del sefialado, especialmente considerando que la palabra “fanta” sdlo puede asociarse
a la marca de The Coca-Cola Company, pues no tiene significado alguno. Destacan, que los
sefiores Fantaz Holdings, Llc. no concurrieron a la audiencia de conciliacion, por lo que no fue
posible tomar conocimiento formal de sus pretensiones, lo que les inquieta atin més. Sefialan,
que la solicitud por parte de los sefiores Fantaz Holdings, Llc. contraria las normas vigentes
sobre abusos de publicidad, los principios de la competencia leal y de la ética mercantil, al
pretender aprovecharse de una marca ajena —mundialmente registrada, notoria y reputada- en
su propio beneficio, con el consiguiente enriquecimiento ilicito que tal acto conlleva, sin
perjuicio del evidente menoscabo a la debida transparencia de los mercados, pues con tal
expresion se induce a error a los consumidores. Finalmente, sefialan que la solicitud respecto
del nombre de dominio “fantaz.cl” efectivamente afecta derechos validamente adquiridos por
The Coca-Cola Company, pues pretende apropiarse de expresiones que son en el hecho
marcas que identifican sus productos, en Chile y en el extranjero.

Mencionan sus derechos marcarios como sigue: Registro N° 508.704, “FANTA”, mixta,
productos, clase 32; Registro N° 514.108, “FANTA”, mixta, productos, clase 32; Registro N°
516.134, “FANTA”, mixta, productos, clase 32; Registro N° 601.025, “FANTA”, mixta,
productos, clases 30 y 32; Registro N° 682.849, “FANTA”, denominativa, productos, clase 33;
Registro N° 727.959, “MANGFIX”, denominativa, productos, clase 1; Registro N° 739.298,
“FANTA”, mixta, productos, clase 32; Registro N° 741.813, “FANTA?”, mixta, productos,
clase 32; Registro N° 489.416, “FANTA”, denominativa, productos, clases 7, 11, 16, 20 y 21;
Registro N° 500.901, “FANTA”, denominativa, productos, clase 25; Registro N° 579.558,
“FANTA”, denominativa, productos, clase 21; Registro N° 599.571, “FANTA”, denominativa,
establecimiento comercial para compra y venta de productos, clases 5, 29, 30, 31, 32 y 33, la
Region Metropolitana; Registro N° 648.033, “FANTA”, denominativa, establecimiento
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comercial para compra y venta de productos, clases 1a 34, Regién Metropolitana; Registro N°
603.925, “FANTA”, denominativa, establecimiento comercial de fabricacion de toda clase de
productos, clase 1 a 34.

Concluyen que la asignacion de domino “fantaz.cl” a los sefiores Fantaz Holdings, Llc
constituiria una causal de error que contraria las normas vigentes sobre abuso de publicidad,
los principios de la competencia leal y de la ética mercantil y los derechos validamente
adquiridos por terceros.

En el Derecho citan la norma contenida en el Articulo 14 del Reglamento de NIC-Chile.

Que en el periodo probatorio los sefiores The Coca-Cola Company acompafiaron en parte de
prueba los siguientes documentos: Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional
de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 508.704, “FANTA”, mixta,
productos, clase 32, registrado con fecha treinta de marzo de mil novecientos noventa y ocho;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 514.108, “FANTA”, mixta, productos, clase 32,
registrado con fecha ocho de junio de mil novecientos noventa y ocho; Impresion obtenida de
la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 516.134, “FANTA”, mixta, productos, clase 32, registrado con fecha siete de julio
de mil novecientos noventa y ocho; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 601.025,
“FANTA”, mixta, productos, clases 30 y 32, registrado con fecha.tres de agosto de dos mil
uno; Impresiéon obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 682.849, “FANTA”, denominativa, productos, clase
33, registrado con fecha nueve de enero de dos mil cuatro; Impresion obtenida de la pagina
Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N°
727.959, “MANGFIX”, denominativa, productos, clase 1, registrado con fecha veintiuno de
junio de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 739.298, “FANTA”, mixta,
productos, clase 32, registrado con fecha quince de noviembre de dos mil cinco; Impresion
obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl
consulta sobre Registro N° 741.813, “FANTA”, mixta, prd’ductos, clase 32, registrado con
fecha nueve de diciembre de dos mil cinco; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 489.416,
“FANTA”, denominativa, productos, clases 7, 11, 16, 20 y 21, registrado con fecha diez de
julio de mil novecientos noventa y siete; Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto
Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 500.901,
“FANTA”, denominativa, productos, clase 25, registrado con fecha nueve de enero de mil
novecientos noventa y ocho; Impresioén obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de
Propiedad Intelectual www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 579.558, “FANTA”,
denominativa, productos, clase 21, registrado con fecha diecinueve de octubre de dos mil;
Impresion obtenida de la pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial
www.inapi.cl consulta sobre Registro N° 599.571, “FANTA”, denominativa, Establecimiento
comercial para compra y venta de productos, clases 5, 29, 30, 31, 32 y 33 para la region
Metropolitana, registrado con fecha dieciséis de julio de dos mil uno; Impresién obtenida de la
pagina Web del Instituto Nacional de Propiedad Industrial www.inapi.cl consulta sobre
Registro N° 648.033,”FANTA”, denominativa, establecimiento comercial para compra y venta
de productos, clases 1 a 34, Region Metropolitana, registrado con fecha ocho de noviembre de
dos mil dos; Impresion obtenida de la pagina Web www.google.com resultado de la busqueda
de la imagen “Fanta”; Impresion obtenida de la pagina Web www.fanta.cl; Impresion obtenida
de la pagina Web www.fanta.com.ar; Impresion de dos paginas obtenida de la pagina Web
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www.virtualvender.coca-cola.com, del articulo titulado The Coca Cola Company, “Product
Descriptions”, todas impresas con fecha veintinueve de abril de dos mil once.

CONSIDERANDO:

1.- Que consta en autos que los sefiores Fantaz holdings Llc, tienen la calidad de primer
solicitante puesto que pidieron el dominio, en cuestion en estos autos, en forma previa a los
sefiores The Coca Cola Company ;

2.- Que de acuerdo a lo dispuesto en el Articulo 14, Inciso 1°, de la Reglamentacién para
el Funcionamiento del Registro de Nombres de Dominio CL, las normas pertinentes para la
resolucion de un conflicto de esta naturaleza son, las normas sobre abuso de publicidad, los
principios de competencia leal y la ética mercantil, como los derechos validamente adquiridos
respecto de terceros; :

3- Que igualmente el Anexo 1 de la Reglamentacion antes mencionada, que fija el
Procedimiento de Mediacion y Arbitraje, en su articulo siete, establece el caracter de
“arbitrador”, de los arbitros competentes para la resolucion de conflictos de esta naturaleza, lo
que significa, en consecuencia, de acuerdo a nuestra legislacion progesal civil, que el érbitro
debera resolver de acuerdo a lo que su prudencia y equidad le dictaren;

4.-  Que, ademas, en materias de nombres de dominio, se ha desarrollado un principio
resumido en la expresion inglesa “first come first served”, en virtud del cual la solicitud previa
en el tiempo prevalece sobre la solicitud posterior, excepto mala fe del solicitante previo;

5.- Que este principio, en opinion de este Tribunal, estad consagrado, implicitamente, en el
articulo 8, inciso 4, del ANEXO 1, sobre Procedimiento de Mediacion y Arbitraje que
establece: “Para el caso en que ninguna de las partes en conflicto comparezca a la audiencia, el
arbitro emitird una resoluciéon que ordene que el dominio en disputa se asigne al primer
solicitante, 0 que se mantenga su actual asignacion, en caso de solicitud de revocacion”;

6.- Que en opinién de este sentenciador este principio”no es exclusivo del sistema de
nombres del dominio, sino que estd consagrado también en nuestro ordenamiento juridico, en
otras materias, tal es el caso, a titulo de ejemplo, el articulo 20 letra h) de la ley 19.039, Ley de
Propiedad Industrial, que establece: “No podran registrarse como marcas: h) aquellas iguales o
que grafica o fonéticamente se asemejen de forma que puedan confundirse con otras ya
registradas o validamente solicitadas con anterioridad...”, donde consta que el legislador le da
preferencia a una solicitud previa en el tiempo en relacién con una solicitud posterior;

7.- Que no obstante lo expresado en el numerando precedente, este principio tiene
excepciones que estdn consagradas en el mismo articulo ya mencionado y que estin
constituidas, en general, por casos en que el solicitante posterior acredita un derecho o uso
previo al de la solicitud prioritaria; :

8.- Que este Tribunal, estima que este principio tiene aplicacidn en la especie, siempre que
no sea posible resolver el conflicto en base a las normas ya citadas y siempre y cuando el
solicitante posterior en el tiempo no acredite algin derecho, interés, uso o relacion con el
dominio en cuestién, que de acuerdo a las normas de prudencia de este sentenciador amerite
dejar sin efecto el mencionado principio;

9.- Que, en consecuencia, en opinién de este sentenciador una vez presentadas las
solicitudes respectivas por las partes y para la aplicacion de las normas mencionadas para la
resolucion del conflicto, éstas se encuentran en igualdad de condiciones y, el mencionado
principio debe ser aplicado en forma residual, esto es, en caso que ninguna de las normas
citadas pueda ser aplicada;
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10.- Que respecto a las normas relativas al abuso de publicidad, las que habiendo sido
derogadas, esta referencia debe ser entendida como hecha a la ley que le sucede la N° 19.733,
sobre “Libertades de Opinién e Informacién y Ejercicio del Periodismo™-, los principios de
competencia leal y ética mercantil, este Tribunal deduce que no existe infraccion por ninguna
de las partes en conflicto, puesto que no se ha acreditado en autos un hecho material que
constituya dicha infraccion;

11.-  Que para determinar si existe infraccion a derechos validamente adquiridos, atendida la
naturaleza de la materia en conflicto, se hace necesario determinar, a su vez, el interés de las
partes y la naturaleza de la expresion que constituye el dominio en cuestion;

12.- Que respecto del interés y/o derecho del primer solicitante consta de copia de la
solicitud que rola en el proceso, que i bien la parte distintiva de su razén social incluye la
expresion FANTAZ, habiendo sido vélidamente notificado, no compareci6 en este proceso, no
acredito este hecho, por lo que demuestra su interés con la sola presentacién de su solicitud;
13.- Que respecto del interés del segundo solicitante consta en autos que, habiendo sido
véalidamente notificado ha comparecido acompafiando antecedentes que demuestran que es
titular de la marca FANTA, la que es objeto de numerosos registros en Chile, para distinguir
productos de la clase 32, entre otros, del Clasificador Internacional de Productos y Servicios
para el Registro de Marcas, cuyo registro mas antiguo data del afio 1988 y ha acompafiado
antecedentes que dan cuenta de publicidad a esta marca y a los productos que distingue;

14.- Que de lo antes expresado y, ademas, no habiendo acreditado las partes un derecho
idéntico al vocablo “FANTAZ”, previo a su solicitud, en la especie, se concluye que no existe
infraccion a derechos validamente adquiridos;

15.- Que no existiendo infraccion a las normas citadas antes mencionadas corresponde
resolver si procede la aplicacion del principio residual “First come First Served”, en base a los
antecedentes del proceso y conforme con las normas de prudencia y equidad de este
sentenciador;

16.- Que en cuanto a la intencionalidad de la primera solicitante, no consta en autos un
hecho material que constituya mala fe, por lo que de acuerdo a los principios generales de
nuestro ordenamiento juridico se presume la buena fe;

17.- Que respecto del interés de las partes al dominio en’ cuestion esta establecido en los
numeros 12 y 13, precedentes

18.-  Que, por otra parte, en materia de nombres de dominio no son aplicables las normas
relativas a marcas comerciales, ya sea en relacion a las semejanzas entre dos signos, ya sea
para la aplicacién del principio de especialidad de las marcas, puesto que un nombre de
dominio s6lo puede ser asignado a una persona;

19.-  Que la limitacién antes descrita ha determinado en la practica la existencia de
asignaciones de nombres de dominio, a diferentes personas, con la sola diferenciacion de una
letra o elemento, o el hecho de agregar o quitar a una expresion una letra, palabra u otros
elementos alfanuméricos, como es el caso de autos;

20.-  Que no consta en autos que la expresion FANTAZ, corresponda a una expresion con
algtin significado en algun idioma, por lo que este sentenciador concluye, que mientras no se
acredita lo contrario, corresponde a una expresion de fantasia que es creacion del primer
solicitante;

21.-  Que por otra parte no se ha acompafiado antecedente por parte del segundo solicitante,
que de cuenta que el primer solicitante realiza actividades en el mismo rubro en que €l las
realiza;

22.-  Que considerando lo antes expuesto y de acuerdo a las normas de prudencia y equidad,
este sentenciador estima que no existen antecedentes suficientes para preferir al segundo
solicitante en relacion al primero.
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23.-  Que lo anterior no impide la presencia comercial del segundo solicitante en la red,
puesto que es titular de otros dominios que incluyen la expresion “fanta”, los que claramente
indican la procedencia empresarial de los productos que con su marca comercializa.

Que POR ESTAS CONSIDERACIONES vy visto en lo dispuesto en el Reglamento para el

Funcionamiento de Registro de Nombre del Dominio CL, anexo 1, Procedimiento de
mediacién y arbitraje, articulo 8, inciso 4, SE RESUELVE:

l.-  Asignese el nombre del dominio “fantaz”, al primer solicitante sefiores Fantaz
Holdings, Llc.

2.- Eliminese la solicitud de los sefiores The Coca Cola Company

3.- Que existiendo motivo plausible para litigar cada parte pagara sus costas.

Notifiquese por carta certificada la presente resolucion a las partes y a la Secretaria de NIC
Chile, firmese la presente resolucion por el Arbitro y por las Testigos, dofia Daniela Zamorano
Montenegro y dofia Maria Pia Bustos Alvarez en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo
640, del Codigo de Procedimiento Civil y remitase el expediente a Nic Chile.

Maria Pia Bustos A.
Testigo.




